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 Amri Akbar Nugroho. Perlindungan Hak Atas Merek Dagang Terhadap 
Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2019. 
 Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki 
nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Merek 
akan dapat perlindungan dari pranata hukum apabila merek tersebut sudah 
terdaftar pada DITJEN Kekayaan Intelektual.  
Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum atas 
merek terhadap barang tiruan berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 (2) 
mengetahui cara penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap hak atas merek 
dagang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan 
penelitian kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data 
sekunder. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyak masyarakat terutama 
para pelaku usaha yang masih memiliki pemahaman yang rendah tentang merek 
dan perlindungan hukum merek tersebut baru akan didapatkan apabila sudah 
didaftarkan. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi yang harus dilakukan, baik 
bagi para pelaku usaha maupun bagi konsumen juga. Agar masyarakat lebih 
paham mengenai merek dan perlindungan hukumnya. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 









 Amri Akbar Nugroho. Protection of Trademark Rights Against Counterfeit 
Goods According to Law Number 20 of 2016.  Undergraduate Thesis. Tegal: Law 
Department, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, 2019. 
Brands are part of Intellectual Property Rights that have strategic values 
and are important for both producers and consumers. Brands will be protected 
from legal institutions if the brand has been registered with the Directorate 
General of Intellectual Property. 
The aims of this research are: (1) to know the form of legal protection for 
brands of counterfeit goods based on Law No. 20 of 2016 (2) to know how to 
settle in the event of a dispute over the rights to trademarks. This study uses 
empirical normative methods with a qualitative research approach. The source of 
research data comes from primary data and secondary data. 
The results of this research are still many people, especially business 
people who still have a low understanding of the brand and the legal protection of 
the brand will only be obtained if it has been registered. There needs to be 
counseling and socialization that must be done, both for business people and for 
consumers as well. So that people understand more about the brand and its legal 
protection. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will be an 
information and input material for students, academics, practitioners, and all 
parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 









Orang-orang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus 
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A. LATAR BELAKANG  
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil 
dari kreativitas intelektual. Hak Kekayan Intelektual merupakan hak yang lahir 
karena hasil dari kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau 
produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut 
melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak 
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait 
sedangkan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri sipencipta atau sipelaku 
yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak 
cipta atau hak terkait itu telah dialihkan1  
Pada masa era globalisasi sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam 
perdagangan internasional2. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan 
seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa menembus batas antar negara di 
dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas3. Salah satu 
perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa 
sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungannya yang masih akan berlangsung di 
masa yang akan datang  adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di 
                                                          
1 Much Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia.Jogjakarta : Buku Biru, 2012, hal. 15 
2 Soeparman Andriensjah, Hak Desain Indutri berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri. 
Bandung : PT.Alumni, 2013, hal. 1 





bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. 
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di 
sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia 
sebagai pasar tunggal4. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap Kekayaan 
Intelektual di zaman yang serba maju dan modern ini merupakan isu yang penting 
dan berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dalam 
skala nasional maupun internasional. 
Merek yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual sangat 
penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan 
suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah 
merek dapat menjadi kenyataan yang sangat berharga secara komersial. Merek 
suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil 
perusahaan. Merek juga berguna  untuk konsumen. Mereka membeli produk 
tertentu (yang terlihat mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut 
berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek 
tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para 
konsumen mungkin merasa tertipu karena telah memberi produk dengan kualitas 
yang lebih rendah. Tujuan pemakaian merek adalah untuk memberikan 
pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu atau kualitas barang yang 
diperdagangkan. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen 
mengenai sumber  produk dan dapat melindungi baik konsumen maupun produsen 
dari kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik 
                                                          





Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 
dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa 
yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 
barang dan/atau jasa. Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual. Yang 
digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 
perusahaan dengan maksud untuk menunjukan ciri dan asal usul barang tersebut. 
Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen 
maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya 
dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk 
membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain 
mempermudah pengindentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat 
yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk 
menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan 
seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – 
lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata. Beragamnya 
merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada  konsumen menjadikan 
konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli 
atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah ke bawah yang tidak ingin 
ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal dengan membeli barang 
yang palsu5. 
Pada Merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. 
Namun dalam hak Merek bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi Merek 
itu sendiri sebagai tanda pembeda. Merek pada saat ini tidak hanya merupakan 
                                                          






nama atau simbol saja. Akan tetapi Merek memiliki nilai asset kekayaan yang 
sangat besar. Merek sebagai simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan 
mistik. Apabila hal ini meliputi masyarakat luas, berarti Merek tersebut memiliki 
reputasi yang tinggi.  
Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang 
berharga untuk sebagian besar perusahaan. Hal ini karena konsumen menilai 
merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas yang konsumen inginkan yang 
berhubungan dengan merek. Konsumen dalam hal ini mau membayar lebih untuk 
produk dengan merek tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi 
harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan 
reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif. Merek juga 
dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara 
dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa 
merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik6. Hal ini terbukti 
bahwa beberapa merek terkenal, seperti : sepatu adidas yang mempunyai kualitas 
yang bagus senantiasa berinvestasi dan mengembangkan produk mereka dengan 
berbagai model dan inovasi yang mutakhir sehingga masyarakat sudah meyakini 
kualitas dari adidas. Tujuan pemakaian merek adalah untuk memberikan 
pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu atau kualitas barang yang 
diperdagangkan. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen 
mengenai sumber  produk dan dapat melindungi baik konsumen maupun produsen 
dari kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. 






Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. 
Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak 
khusus yang diberikan oleh Pemerintah atau Negara kepada pemilik merek untuk 
menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk 
menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena 
konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambing, dan sebagainya) yang 
tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi7  Syarat mutlak suatu 
merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai 
sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang 
cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga 
mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang 
dengan barang hasil produksi orang lain8. Suatu merek akan dapat perlindungan 
dari pranata hukum apabila merek tersebut sudah terdaftar pada DITJEN 
Kekayaan Intelektual. Tidak hanya dalam merek dagang, merek jasa atau Merek 
kolektif juga perlu mendapatkan perlindungan hukum, terutama untuk pelaku 
usaha mikro kecil dan menegah.  
Jika pemilik merek tidak memenuhi unsur adanya penggunaan merek baik 
digunakan oleh dirinya sendiri atau penggunaannya diberikan kepada orang lain 
dengan izin, maka hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik 
merek dapat dimintakan penghapusan merek. Pengertian adanya pelanggaran hak 
atas merek yang disebabkan oleh adanya merek non use adalah pelanggaran 
                                                          
7 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2011, hal. 79 





terhadap kewajiban yang dimiliki pemilik merek untuk menggunakan sendiri 
merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 
Permasalahan yang cukup penting dalam merek non use adalah adanya itikad 
tidak baik dari pemegang merek non use untuk merugikan konsumen  maupun 
menyesatkan pihak lain. Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek tidak 
dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak 
beritikad baik. 
Pendaftaran Merek sangat penting sekali untuk dilakukan, karena dengan 
begitu Merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan 
mendapatkan perlindungan Hukum. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-
Undang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 3 yang 
dinyatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. 
Kemudian pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi : 
“permohononan dengan menggunakan Hak Prioritas harus 
diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhiitung sejak 
Tanggal Penerimaan Permohonan pendaftaran Merek yang 
pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota 
Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property) atau 
anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 
(Agreement Establishing the Word Trade Organization)”. 
Dengan adanya hak ekslusif (hak khusus) ini, maka orang lain dilarang 
menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika 
sebelumnya mendapatkan ijin dari pemilik merek terdaftar9. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan meninjau 
permasalahan merek dalam sebuah skripsi dengan judul sebagai berikut “ 
                                                          





Perlindungan Hak Atas Merek Dagang Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2016”. Alasan penulis meneliti skripsi karena dimasa 
yang akan datang, merek akan sangat mutlak digunakan oleh para pelaku usaha. 
karena itu diperlukan pemahaman yang lebih tentang merek. 
B. RUMUSAN MASALAH : 
1. Bagaimana bentuk perlindungan pemilik hak atas merek terhadap barang 
tiruan berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 dalam sengketa 
merek antara IKEA asal Swedia dengan IKEA asal Indonesia? 
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian dari pemilik hak atas merek terhadap 
barang tiruan?  
C. TUJUAN PENELITIAN : 
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hak atas merek terhadap 
barang tiruan berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap hak 
atas merek dagang 
D. MANFAAT PENELITIAN : 
1. Secara teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 
hukum khususnya mengenai masalah merek sehingga dapat 






b. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di 
bidang ilmu hukum sebagai bahan kepustakaan bagi kalangan 
akademis 
2. Secara praktis 
a. Untuk melengkapi bahan pustaka yang ada di perpustakaan hukum 
Universitas Pancasakti 
b. Untuk bahan masukan bagi aparat penegak hukum terkait yang 
berkaitan tentang merek 
c. skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 
masyarakat pada umumnya baik secara teori maupun secara 
praktek, tentang upaya hukum pendaftaran merek 
E. Metode Penelitian 
Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian 
merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research yang secara 
logawiyah berarti mencari kembali.10 Fungsi penelitian adalah mendapatkan 
kebenaran.11 
1. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode normatif Empiris. 
Karakeristik dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan data yang sangat teliti tentang manusia, 
keadaan, gejala-gejala lainnya dengan pendekatan Undang – undang 
                                                          
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-
13, 2012, hlm. 27. 





(Statute approach) yang digunakan untuk mendeskripsikan Merek dan 
Perlindungan Hukumnya 
2. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer 
dan data sekunder, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut: 
a. Data primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh seorang 
penulis langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu 
dikumpulkan dan diolah sendiri.12 Data primer dapat diperoleh 
melalui observasi. 
b. Data Sekunder, merupakan bahan hukum dalam penelitian yang 
diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum atau tersier.13 
• Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu 
KUHPerdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Merek No 20 Tahun 
2016 tentang merek dan Indikasi Geografis , Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2001 tentang merek 
• Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup seluruh materi yang 
berhubungan dengan merek, baik berupa buku, majalah, surat 
kabar, dan bacaan lainnya. 
                                                          
12 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: 
PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-1, 2018, hlm. 214. 





• Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang 
relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus hukum 
lain yang masih relevan. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti 
menggunakan metode observasi dan studi kepustakaan. 
a. Observasi 
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek 
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.14  
b. Studi kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data 
yang diperoleh dari data tertulis bentuknya berupa pengumpulan 
perundang-undangan, buku-buku, dan bahan lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian ini.15  
4. Metode Analisis Data  
Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 
tertulis. Bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan ini 
dianalisis secara kualitatif, karena  bahan penelitian tersebut tidak berupa 
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angka-angka melainkan kata-kata verbal.16 Dengan demikian, data yang 
diperoleh dapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya 
diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga dari 
uraian tersebut dapat diambil suatu simpulan terhadap pokok bahasan 
yang diteliti. 
F. Sistematika Penulisan 
Agar dapat memahami arah dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, 
maka perlu disajikan garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang 
meliputi : 
Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang 
berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta  sistematika 
penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori 
mengenai  masalah-masalah yang akan dibahas meliputi hak kekayaan 
intelektual, tinjauan umum merek, perlindungan hukum hak atas merek 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan 
hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu 
tentang perlindungan hukum hak atas merek dagang dan juga cara 
penyelesaian sengketa.  
 
                                                          





Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan 
saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran 
yang terkait dengan  hasil penelitian yang ditemukan yang dipergunakan 


























A. Hak Kekayaan Intelektual 
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 
Hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak baru, 
tetapi pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual ini masih hanya bersifat etika 
dan moral saja. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju 
membuat kebudayaan juga semakin berkembang, hal ini membuat hak kekayaan 
intelektual tidak hanya diakui secara etika dan moral saja, tetapi juga diakui secara 
tertulis secara hukum. 
Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual ini pertama kali ada pada 
tahun 1470 di Venice, Italia yang menyangkut masalah tentang paten.  Caxton, 
Galileo, dan Guttenberg  tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam 
kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. 
Hukum-Hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris 
di zaman TUDOR tahun 1500an dan kemudian lahir hukum mengenai paten 
pertama di Inggris, yaitu Statue of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru 
mempunyai Undang-Undang paten tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention 
untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian Berne Convention 
1886 untuk masalah Hak Cipta (Copyright)17.Tujuan dari konvensi-konvensi 
tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar 
informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua 
                                                          





konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United 
International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian 
dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO 
kemudian menjadi Badan Administratif khusus di bawah PBB yang menangani 
masalah HKI anggota PBB. 
Indonesia yang juga merupakan anggota PBB telah meratifikasi beberapa 
hasil konvensi Internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual tersebut, yaitu : 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing the Word Trade Organization (Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia). 
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris 
Convention for The Protection of Industrial Property and Convention 
Establishing the Word Intelectual Property Organization. 
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent 
cooperation Treaty (PCT) and Regulations under PCT. 
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang keputusan Pengesahan 
Trademark Law Treaty.  
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO 
Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai 
Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996)18  
                                                          





1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif 
kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayal umum dalam 
berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena 
memiliki nilai ekonomis19.  
Menurut Robert C. Sherwood teori tentang hak kekayaan intelektual ini 
terbagi atas 5 macam, yaitu: 
a) Reward Theory 
Reward Theory yaitu pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah 
dihasilkan penemu / pencipta / pendesain yang telah mengeluarkan waktu, 
biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual sehingga harus 
memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan. 
b) Recovery Theory 
Recovery Theory yaitu penemu / pencipta / pendesain yang telah 
mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya 
intelektual, sehingga harus memperoleh kembali apa yang telah 
dikeluarkannya. 
c) Incentive Theory 
Incentive Theory yaitu teori yang mengaitkan pengembangan kreativitas 
dengan memberikan intensif perlu diberikan untuk mengupayakan 
terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna 
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d) Risk Theory 
Dinyatakan bahwa setiap karya mengandung resiko. Hak Kekayaan 
Intelektual sebagai hasil penulisan mengandung resiko yang 
memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut 
atau memperbaikinya. Oleh karena itu, wajar apabila diberikan 
perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung 
resiko tersebut. 
e) Economic Growth Stimulus Theory 
Diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat 
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan 
dibangunnya system perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang 
efektif20 
Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
1) Hak Cipta (Copyrights), yaitu hak ekslusif bagi pencipta atau penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi 
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang mencakup: 
a. Paten (Patent), yaitu hak ekslusif yang diberikan oleh Negara 
kepada inventor atau hasil invensinya dibidang teknologi 
b. Desain Industri (Industrial Design), yaitu suatu kreasi tentang 
bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau gabungan 
                                                          





dari keduanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang 
dapat memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk 
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau 
kerajinan tangan 
c. Merek (Trademark), yaitu suatu tanda yang berupa gambar, nama, 
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi, 
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa 
d. Indikasi Geografis (Geographical Indication), yaitu suatu tanda 
yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor 
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau 
kombinasi dari faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas 
tertentu pada barang yang dihasilkan 
e. Rahasia dagang (Trade Secret), yaitu informasi yang tidak 
diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, 
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, 
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang21. 
Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat dikategorikan ke 
dalam benda  tidak berwujud (benda immateriil).  Dalam konteks hukum perdata, 
rumusan tentang hak kekayaan immateriil dijelaskan dalam pengertian benda yang 
diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara implisit 
menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap 
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barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika dihubungkan 
dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang 
bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang 
tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya22. 
B. Tinjauan Umum Tentang Merek 
1. Sejarah Merek 
Merek pertama kali diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Belanda melalui 
Reglement Industriele Eigendom (RIE) pada tahun 1912. Dalam peraturan RIE ini 
perlindungan merek diberikan selama 20 tahun dan tidak mengenal penggolongan 
kelas dan barang seperti yang diatur dalam perjanjian Nice tentang klasifikasi 
barang (Goods Classification). Pada periode tahun 1945 sampai tahun 1961, 
setelah Indonesia menjadi Negara merdeka, peraturan Reglement Industriele 
Eigendom ini masih tetap diberlakukan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945. Ketentan ini masih berlaku hingga diganti dengan 
Undang-Undang No 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek 
perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 oktober 1961. 
Selain peraturan Nasional tentang merek tahun 1961 ini, Republik Indonesia 
juga terikat pada konvensi Paris Union yang khusus mengatur masalah-masalah 
merek dalam taraf Internasional. Konvensi ini diadakan pada tanggal 20 maret 
1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik 
Industri (Paris Convention for the protection of industrial property). Teks yang 
                                                          






berlaku untuk Republik Indonesia adalah revisi dari teks Paris Convention yang 
dilakukan di London pada tahun 1934. Republik Indonesia belum turut serta 
dalam perbaikan-perbaikan pada Paris Union Convention ini yang diadakan di 
Lisabon ditahun 1958 dan terakhir di Stockholm ditahun 1967. Karena merupakan 
peserta Paris Convention ini, maka Republik Indonesia juga turut serta pada apa 
yang dinamakan “International Union for the protection of industrial property” 
yaitu Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada 
Hak Milik Industri, yang sekarang sekretariatnya turut diatur dalam Sekretariat 
Internasional WIPO (World Intellectual Property) yang berpusat di Jenewa, 
Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 14 “specialized agencies” dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun Indonesia terikat pada ketentuan Paris 
Union, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang merek 
sendiri, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dilakukan 
dalam konvensi Paris . 
Undang-Undang merek tahun 1961 ini diterapkan di Indonesia selama 31 
tahun, karena Undang-Undang ini sudah digantikan oleh Undang-Undang No 19 
tahun 1992 tentang merek. Digantikannya Undang-Undang tahun 1961 ini karena 
dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Alasan 
lain digantikannya Undang-Undang tahun 1961 ini dapat kita lihat dalam Undang-
Undang No 19 tahun 1992 yang antara lain mengatakan:  
1. Materi Undang-Undang No 21 tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek 
yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia II. Sebagai akibat 





tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-
Undang no 21 tahun 1961 tertinggal jauh. 
2. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan 
persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
Secara umum Undang-Undang merek ini berorientasi pada konvensi Paris, 
revisi Stockholm tahun 1967, dan sangat banyak persamaan dengan Model Law 
tahun 1966 yang diIntrodusir BIRP I bekerja sama dengan UNCTAD (United 
Confrence of Trade and Davelopment). Dalam upaya mewujudkan terbinanya 
sistem merek yang seragam, serta standard hukum yang beragam diantara semua 
Negara tentang merek. Kemudian pada tahun 1997 Undang-Undang No 14 tahun 
1997 mulai disahkan dan diterapkan untuk menggantikan Undang-Undang No 19 
tahun 1992 tentang merek. Pada bulan juli tahun 2001 DPR telah menerima 
Rancangan Undang-Undang mengenai merek, yang kemudian telah 
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu pada tanggal 1 agustus 
2001 dengan Nomor 15 tahun 2001. Alasan diterbitkannya Undang-Undang ini 
salah satunya yaitu perkembangan yang semakin kuat dan memperoleh perhatian 
seksama dalam masa yang akan datang dan semakin meluasnya arus Globalisasi 
baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, maupun dibidang kehidupan yang lainnya. 
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan 





dunia sebagai pasar tunggal bersama23. Dalam era perdangan ini persaingan yang 
adil sangat diperlukan. Merek merupakan salah satu komponen terpenting dalam 
perdangan, oleh karena itu diperlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga sesuai dengan perjanjian-perjanjian 
Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia diperlukan penyempurnaan 
Undang-Undang merek, maka dibuatlah Undang-Undang No 20 tahun 2016 
tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang ini menggantikan Undang-
Undang sebelumnya yaiu Undang-Undang No 15 tahun 2001.  
Ada beberapa perbedaan terkait Undang-Undang merek yang lama dengan 
yang baru, diantaranya:24  
NO Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang 
merek 
Undang-Undang No 20 
tahun 2016 tentang merek 
dan indikasi geografis 
 Hanya berhubungan dengan merek 
konvensional 
Undang-undang terbaru 
memperluas merek yang 
akan didaftarkan. Di 
antaranya penambahan 
merek 3 dimensi, merek 
suara,dan merek 
hologram 
 Proses pendaftaran relatif lebih lama. 
Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan 
formal, setelah itu pemeriksaan subtantif, 
kemudian pengumuman dan diakhiri dengan 
sertifikasi. 
Proses pendaftaran 




dengan pengumuman (hal 
tersebut guna melihat 
apakah ada yang 
keberatan), dilanjutkan 
dengan pemeriksaan 
subtantif dan di akhir 
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Sehingga pemohon akan 
mendapatkan nomor lebih 
cepat dari sebelumnya. 
 Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus 
merek terdaftar 
Menteri memiliki hak 
untuk menghapus merek 





kesusilaan dan agama. 
Sedangkan untuk pemilik 
merek terdaftar tersebut 
dapat mengajukan 
keberatannya melalui 
gugatan ke PTUN. 
 Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak 
diatur. 




 Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi 
pidana. 
Memuat pemberatan 
sanksi pidana bagi merek 
yang produknya 
mengancam keselamatan 
dan kesehatan jiwa 
manusia. 
 
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek 
2.1. Pengertian Merek 
Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang 
merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 
bentuk 2 dimensi atau tiga dimensi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 
dan/atau jasa. 
Merek merupakan sebuah jaminan kualitas yang diberikan oleh sebuah 
produk. Kondisi ini menunjukan bahwa merek tidak hanya mempengaruhi 





bagi konsumen dengan rendahnya resiko pembelian25. Kotler mendefinisikan 
merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, 
yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual 
atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para 
pesaing26. Merek merupakan salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah 
perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah 
perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan 
hukum yang memadai dibidang merek akan sangat berpengaruh bagi 
kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing dipasar 
Nasional dan Global27.  
Merek berasal dari kata brand yang artinya “to burn”, bangsa Viking dahulu 
menggunakan tanda bakar pada hewan mereka untuk digunakan sebagai tanda 
bentuk kepemilikan hewan peliharaannya. Menurut American Marketing 
Association (AMA) definisi merek yaitu : “ a brand is a name is “name, term, 
sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods 
and service of one seller or  group of seller ang to differentiate them from those of 
competition (brand adalah sebuah nama adalah “nama, istilah, tanda, simbol, atau 
desain, atau kombinasi dari mereka, dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 
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dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual yang untuk membedakan mereka 
dari orang-orang dari kompetisi)28 
Merek sebagai salah satu produk dari kekayaan intelektual dapat dianggap 
sebagai suatu asset komersial bagi suau perusahaan, untuk itu sangat diperlukan 
adanya perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas 
seseorang. Adanya merek ini diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak 
kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat 
unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka29. Pada 
hakikatnya merek adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat 
disebut sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Daya pembeda disini dapat 
diartikan bahwa merek memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang 
dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. 
Untuk itu suatu merek haruslah memiliki sifat yang khas untuk membedakan 
dengan yang lain30.  
2.2 Ruang Lingkup Merek 
Dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 merek dibagi dalam 2  lingkup, 
yaitu merek dagang dan juga merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang ini 
menggunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksud 
dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada 
barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal tersebut dapat kita lihat 
pada pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut: 
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1) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 
lainnya. 
2) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya31 
Selain merek dagang dan merek jasa, ada juga merek yang disebut sebagai 
merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang 
memiliki produk perdagangan yang berupa barang dan jasa. Merek kolektif juga 
dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki 
merek yang sama32. Merek merupakan salah satu peranan yang paling penting 
dalam pemasaran. produk dan merek merupakan dua hal yang berbeda. Produk 
adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh para pesaing. 
Sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen, memiliki nilai dan 
identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat 
ditiru oleh para pesaing. Merek dapat mempengaruhi konsumen terhadap produk 
yang akan dibelinya, semakin terkenal suatu merek maka tingkat permintaan atau 
pembeliaan semakin besar. Maka persaingan antar perusahaan adalah persaingan 
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konsepsi bukan persaingan produk33. Dalam pemilihan merek harus 
memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: 
1) Dapat diingat 
Merek harus mudah dikenali dan diingat oleh konsumen 
2) Berarti  
Merek harus mencirikan karakter yang sesuai serta menyiratkan 
sesuatu tentang bahan atau tipe orang yang menggunakan merek  
3) Dapat disukai 
Merek tersebut harus memiliki estetika dan dapat disukai secara 
visual, verbal, dan lainnya 
4) Dapat dipindahkan 
Merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam 
kategori yang sama atau berbeda 
5) Dapat disesuaikan  
Merek harus dapat mudah dapat disesuaikan atau diperbarui sesuai 
dengan kebutuhan pasar 
6) Dapat dilindungi 
Merek harus dapat dipatenkan atau dilegalkan secara hukum, 
sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing34 
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Selain sebagai pembeda barang atau jasa antara yang satu dengan lainnya. 
Merek memiliki beberapa makna didalamnya, makna yang terdapat didalam 
merek diantaranya: 
1) Nilai  
Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang 
memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek 
yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek 
tersebut; 
2) Budaya  
Suatu merek juga mewakili suatu budaya tertentu. Contohnya 
Mercedes yang mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan 
baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan 
produk yang berkualitas tinggi; 
3) Kepribadian  
Merek juga dapat mencerminkan pribadian tertentu, yaitu kepribadian 
bagi para penggunanya. Jadi dengan menggunakan suatu merek 
tertentu kepribadian sipengguna akan tercermin bersamaan dengan 
merek yang digunakan; 
4) Pemakai 
Menunjukan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan 
merek. Contoh: orang sukses menggunakan mobil Lexus RX 200t 
luxury; 





Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW 
seri I merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, 
selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta 
dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional; 
6) Manfaat  
Manfaat dalam merek dapat diterjemahkan menjadi 2, yaitu manfaat 
fungsional dan manfaat emosional. Manfaat fungsional berkaitan 
dengan fungsi-fungsi yang dilakukan sebuah produk. Sedangkan 
manfaat emosional diperoleh oleh pelanggan berupa stimulasi 
terhadap perasaan dan emosinya dari sebuah produk35. 
Merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang produsen, dimana merek 
memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut: 
1. Merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk 
2. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi 
3. Merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk 
yang dimiliki 
4. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas 
akan melakukan pembelian berulang atau dapat disebut loyalitas 
konsumen 
5.  Merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan 
kompetitif  
                                                          





Para pemilik merek yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh 
Negara kepada sipemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk 
dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau 
memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tesebut, 
para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat 
mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya akan diklaim 
oleh pesaingnya atau oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain 
dapat mendatangkan penghasilan juga yaitu berupa pembayaran royalti. 
Pemberian lisensi pada merek ini sendiri berbeda dengan pemberian waralaba atau 
franchise. Jika didalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya 
meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam pemberian waralaba 
yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga proses 
produksi hingga tata cara pelayanan kepada konsumen. Dengan begitu pemilik 
waralaba disamping memberikan lisensi mereknya, juga dapat memberikan lisensi 
paten, lisensi rahasia dagang, dan lisensi hak cipta36. 
Adanya merek ini berfungsi agar suatu perusahaan dapat memiliki beberapa 
merek yang berbeda dan memakainya untuk membedakan produk dan jasanya 
dari produk dan/atau jasa pihak lain. Beberapa fungsi merek selain sebagai 
pembeda adalah: 
                                                          





1. Pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi dari 
perusahaan tersebut. Jadi, hanya dengan menyebut nama suatu barang 
maka sudah diketahui nama perusahaan yang dimaksud 
2. Menunjukan reputasi perusahaan baik ataukah bonafite sehingga 
masyarakat dapat mengetahuinya 
3. Sumber informasi bagi konsumen. Artinya, konsumen dapat mengetahui 
aktivitas dagang perusahaan yang bersangkutan37.  
Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual memaparkan bahwa merek 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan 
yang satu dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga 
menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai 
jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga 
merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis. 
2. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (means of trade 
promotion). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan 
salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol 
pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang 
dagangannya. 
3. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source 
of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa 
                                                          





yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah atau 
Negara asalnya. 
4. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). 
Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan 
perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. 
5. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek38 
Merek tidak hanya dapat bermanfaat untuk pemilik merek tetapi juga 
memberikan jaminan kualitas produk untuk sarana promosi dan reklame bagi 
produsen atau pengusaha yang memperdagangkan jasa dan/atau barang yang 
bersangkutan. Dalam persaingan usaha internasional, merek sering dijadikan 
sebagai cara untuk menciptakan dan mempertahankan good will dimata konsumen 
dan sekaligus untuk memperluas pemasaran suatu barang atau jasa keseluruh 
dunia. Sehingga merek yang sudah memiliki reputasi yang tinggi dimata 
masyarakat hal ini merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Penggunaan 
merek dapat berfungsi juga sebagai suatu hal yang dapat merangsang 
pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Namun apabila yang terjadi 
kebalikannya yaitu terjadi kecurangan seperti pemalsuan, pembajakan maka yang 
akan terjadi hanyalah kerugian bagi semua pihak.    
3. Pendaftaran Merek di Indonesia 
3.1 Syarat-syarat pendaftaran merek 
Dalam sistem hukum tentang merek, untuk diakui sebagai merek dan 
dilindungi dibawah rezim hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh proses 
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pendaftaran merek, karena merek diakui berdasarkan stelsel konstitutif dengan 
kata lain tidak ada perlindungan tanpa pendaftaran39. Sebelum mendaftarkan suatu 
merek, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap orang 
atau badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat 
diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus ada 
dalam pendaftaran merek ini adalah adanya daya pembeda yang cukup. Dengan 
kata lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai 
cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau 
barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan 
barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu 
barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan40. Dalam 
Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek menganut sistem konstitutif, 
yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Permohonan 
merek dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani 
oleh pemohon atau kuasanya. 
Sistem pendaftaran merek di Indonesia yang disebut prinsip first to file 
membuat siapapun, baik perorangan maupun badan hukum, yang pertama kali 
mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu, 
dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis 
barang atau jasa tersebut. Hal ini juga harus didukung dengan adanya pernyataan 
tertulis yang harus dibuat oleh sipemohon pendaftaran merek dan diajukan 
bersamaan dengan pengajuan permohonan, dimana isinya menyatakan bahwa 
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benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak 
mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud41. Klaim terhadap 
kepemilikan hak atas merek ini tidak berlaku mutlak karena dapat digugat melalui 
gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut 
seharusnya tidak dapat didaftarkan atau pendaftarannya seharunya ditolak. 
Gugatan penghapusan merek juga dapat diajukan apabila sipemegang hak atas 
merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang atau jasa 
sebagaimana yang terdaftar selama tiga tahun berturut-turut, sehingga merek 
tersebut dapat kembali bebas dipakai oleh siapa saja. 
Dalam pasal 5 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, mengatur 
ketentuan tentang apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak 
dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan 
apabila mengandung unsur sebagai berikut: 
1. Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 
2. Tidak memiliki daya pembeda; 
3. Telah menjadi milik umum; atau 
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya 
Sebelum mendaftarkan suatu merek barang atau jasa dianjurkan bagi pemilik 
usaha untuk melakukan penelusuran merek (trademark search) terlebih dahulu 
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untuk mengetahui dan memastikan apakah merek yang akan didaftarkan tersebut 
telah didaftarkan pihak lain untuk jenis barang atau jasa yang sama. Penelusuran 
merek dilakukan untuk menghindari pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan 
permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari 
pemilik merek terdaftar sebagai pemilik hak atas merek yang sah secara hukum, 
baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial 
tanpa seizin dari pemilik hak atas merek42. Penelusuran tentang merek ini dapat 
dilakukan langsung dengan cara mengakses situs resmi Direktorat Jenderal hak 
kekayaan intelektual. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar 
permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon 
yang beritikad yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan 
jujur tanpa ada niat membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak 
lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau 
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan 
konsumen43. Dalam pengajuan permohonan pendaftaran hak atas merek yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual terdapat 3 
kemungkinan, yaitu44: 
1. Tidak dapat didaftarkan; 
2. Harus ditolak pendaftarannya; 
3. Diterima atau didaftar 
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Pada pasal 6 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek juga mengatur 
tentang ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu: 
1. Permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: 
a. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan 
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk 
barang dan/atau jasa yang sejenis; 
Persamaan pada pokoknya diartikan sebagai adanya kemiripan 
yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara 
merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan 
kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, 
cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun 
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut 
contohnya yaitu antara merek LEVRY dengan merek LEFRY, 
walaupun huruf-huruf yang digunakan berbeda, tetapi 
pengucapannya tetap sama45   
b. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan 
merek yang sudah terkenal; 
Persamaan pada pokoknya terhadap merek yang sudah terkenal ini 
tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah 
terdaftar (di Indonesia). Hal ini berarti meskipun merek terkenal 
tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetapi tetap dilindungi 
berdasarkan Undang-Undang merek. Penolakan permohonan yang 
                                                          





mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan 
merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan 
dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat dibidang 
usaha yang bersangkutan. Selain itu diperhatikan juga reputasi 
merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, 
investasi dibeberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh 
pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut 
dibeberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, 
pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat 
mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan 
mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar 
penolakan46 
c. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan 
indikasi-geografis yang sudah dikenal; 
Merek tidak diakui keabsahannya jika memiliki kesamaan dengan 
indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan 
timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang 
tersebut47 
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula 
diberlakukan terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang 
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. 
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3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek 
tersebut: 
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama 
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari yang berhak 
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 
bendera, lambang atau simbol, atau emblem Negara atau lembaga 
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis 
dari pihak yang berwenang. 
c. Merupakan tiruan atau menyerupai cap atau tanda atau stempel 
resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, 
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang kriteria merek yang dapat didaftar 
dan ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan 
utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan juga yang ditolak 
pendaftarannya terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek 
kemungkinannya akan menimbulkan kerugian untuk masyarakat secara umum, 
maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sedangkan apabila merek tersebut 
dapat merugikan pihak tertentu merek tesebut ditolak pendaftarannya. 





dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan 
pihak lain48.    
3.2 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek  
Dalam pasal 7 Undang-Undang No 15 tahun 2001 yang mengatur tentang 
merek, tata cara permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan sesuai prosedur 
berikut ini: 
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 
a. Tanggal, bulan, dan tahun; 
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 
c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan 
melalui Kuasa; 
d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 
menggunakan unsur-unsur warna 
e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali 
dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas 
(2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya 
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu 
orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum 
(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya 
(5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara 
bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon 
                                                          





dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat 
mereka. 
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan 
tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas 
merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para 
pemohon yang mewakilkan; 
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan 
melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak 
yang berhak atas merek tersebut; 
(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah konsultan Hak 
Kekayaan Intelektual 
(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan 
Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan 
tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden 
Permohonan merek pada dasarnya dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas 
barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan trademark law treaty yang telah 
diratifikasi dengan Keputusan Presiden No 17 tahun1997. Dalam pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang No 15 tahun 2001 mengatur bahwa permohonan untuk 2 kelas 
atau lebih barang dan/jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dan 
permohonan tersebut harus pula menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang 
termasuk dalam kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya49. Sebelum kita 
                                                          





mendaftarkan permohonan merek, ada beberapa dokumen dan persyaratan yang 
harus dilengkapi saat pengajuan, antara lain: 
1. Formulir perndaftaran merek yang dibuat rangkap empat, telah diisi 
lengkap dan telah ditandatangani pemohon atau kuasanya 
2. Kelas dan jenis barang atau jasa. Satu permohonan merek untuk satu 
merek disatu kelas, namun tidak terbatas jumlah jenis barang atau 
jasanya. Kelas dan jenis barang tidak dapat diganti maupun ditambah, 
setelah mendapat tanggal penerimaan, namun untuk jenis barang dapat 
dikurangi; 
3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap 10 
jenis barang; 
4. Contoh etiket merek sebanyak 20 lembar; 
5. Surat pernyataan hak, yang merupakan pernyataan pemohon bahwa ia 
memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut 
dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan 
barang atau jasa; 
6. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; 
7. Fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika pemohon perorangan; 
8. Fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika 
pemohon adalah Badan Hukum; 





10. Fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon 
Badan Hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat 
kuasa50. 
Selanjutnya dilakukan tahapan pemeriksaan. Tahapan dalam pemeriksaan 
kelengkapan persyaratan merek terbagi dalam 2 tahap, yaitu: 
a. Pemeriksaan Administratif 
Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan 
persyaratan pendaftaran permohonan merek. Apabila seluruh persyaratan 
administratif telah dipenuhi oleh pemohon, maka permohonan tersebut akan 
diberikan tanggal penerimaan (filling date) yang dicatat diDirektorat Jenderal 
HKI. Tanggal penerimaan bisa saja sama dengan tanggal pengajuan permohonan 
apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Jika 
pemenuhan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, 
tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. Apabila kelengkapan 
tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal 
pengiriman surat untuk memenuhi kelngkapan persyaratan permohonan 
pendaftaran, maka Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis 
kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap telah ditarik 
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kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI 
tidak dapat ditarik kembali51.  
b. Pemeriksaan Substantif 
Setelah semua persyaratan administratif telah terpenuhi, selanjutnya dalam 
waktu 30 hari terhitung sejak filling date tersebut Direktorat Jenderal HKI akan 
melakukan pemeriksaan substantif. Jangka waktu pemeriksaan substantif 
dilakukan paling lama 9 bulan. Setelah hasil pemeriksaan. Pemeriksa merek 
(trademark examiner) selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif 
bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar setelah mendapat 
persetujuan yang selanjutnya akan diumumkan dalam berita resmi merek. Hasil 
permohonan yang disetujui atau ditolak atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI 
ini akan diberitahukan kepada pemohon ataupun kuasanya  secara tertulis dengan 
menyebutkan alasannya52. 
3.3 Pengumuman Permohonan Pendaftaran 
Setelah permohonan disetujui oleh Direktorat Jenderal HKI dalam waktu 
paling lama 10 hari terhitung sejak disetujui permohonan tersebut, Direktorat 
Jenderal HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi 
Merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 bulan, dan dilakukan dengan 
2 cara, yaitu: 
                                                          






a. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara 
berkala oleh Direktorat Jenderal; dan atau; 
b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat 
dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: 
a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan 
diajukan melalui kuasa; 
b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan 
pendaftarannya; 
c. Tanggal penerimaan; 
d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kal, 
dalam hal permohonan yang diajukan dengan menggunakan hak Prioritas; 
e. Contoh merek , termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket 
merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau 
angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim 
digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan 
latin. 
Selama masa pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan 
dikenai biay. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai 





berdasarkan Undang-Undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal 
keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak 
tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan 
keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya 
berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut secara tertulis dalam 
waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan 
yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal. 
Dalam hal tidak keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan 
sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari sejak tanggal 
berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan tersebut disetujui untuk 
didaftar dalam daftar umum merek53. Sertifikat yang dimaksud memuat: 
a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar; 
b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan 
berdasarkan pasal 10; 
c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan; 
d. Nama Negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila 
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 
e. Etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam 
warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna,dan apabila merek 
tersebut menggunakan bahasa asing dan huruf selain huruf latin atau angka 
yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, maka harus disertai 
                                                          





terjemahan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam bahasa 
latin; 
f. Nomor dan tanggal pendaftaran;  
g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; 
h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek54 
Masa perlindungan hak merek hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 
penerimaan. Masa perlindungan hak atas merek dapat diperpanjang setiap 10 
tahun secara terus-menerus. Apabila pemegang hak atas merek ingin mengajukan 
permohonan perpanjangan hak atas merek maka harus diajukan dalam jangka 
waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut. 
Syarat yang harus dipenuhi untuk perpanjangan merek adalah: 
1) Mengisi formulir permohonan perpanjangan merek yang dibuat 
rangkap empat, diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau 
kuasanya; 
2) Membayar biaya perpanjangan Rp. 2.000.000,00; 
3) Fotokopi sertifikat merek yang akan diperpanjang; 
4) Surat pernyataan hak, yang merupakan pernyataan pemohon bahwa ia 
memang memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan merek 
tersebut dan tetap akan menggunakan merek yang diperpanjang dalam 
perdangan barang atau jasa 
5) Surat kuasa, jika pemohon dilakukan melalui kuasa; 
6) Fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika pemohon perorangan; 
                                                          





7) Fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika 
pemohon adalah Badan Hukum; 
8) Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika pemohon adalah Badan Hukum; 
9) Fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon 
Badan Hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat 
kuasa 
Selain persyaratan administratif yang harus dipenuhi, pemegang merek juga 
harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang 
Merek, yaitu: 
a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 
sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; 
b) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi 
dan diperdagangkan 
Hak atas merek terdaftar yang diberikan oleh hukum bagi pemilik merek 
terdaftar pada dasarnya bersifat “abadi’ karena merek selamanya dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama55.  
3.4 Pengalihan Hak Atas Merek  
Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada 
pemilik merek terdaftar. Karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek 
terdaftar tanpa seizin pemilik hak merek tersebut. Namun, kita dapat melakukan 
                                                          
55  Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenada media 





pengalihan hak atas merek tersebut. Pengalihan hak atas merek terdaftar 
merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemilik merek untuk mengalihkan 
hak kepemilikannya kepada orang lain56. Pengalihan hak atas merek terdaftar 
dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi dan lain-lainnya, yang 
terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan 
pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam daftar umum 
merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yag tidak dicatatkan dalam daftar 
umum merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Permohonan pengalihan 
hak atas merek harus disertai dokumen yang mendukung serta pencatatan 
pengalihan hak atas merek ini juga dikenai biaya. Menurut Undang-Undang 




d. Perjanjian; atau 
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Orang yang ingin menggunakan merek milik orang lain yang sudah terdaftar 
harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarakannya 
diDirektorat Jenderal. Bagi pemilik merek terdaftar, lisensi dapat digunakan 
sebagai suatu sarana untuk meningkatkan penjualan produk, mempertahankan 
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kesetiaan para pelanggan serta memperluas dan mengembangkan pasar barang 
atau jasa yang diproduksinya.  
Lisensi dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No 15 tahun 2001, yaitu 
“izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu 
perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk 
menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang 
dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu” 
Batasan lisensi merek adalah pemilik merek (lisensor) yang sudah terdaftar 
pada Direktorat merek dapat memberi izin atau persetujuan kepada pihak lain 
(license) untuk menggunakan merek miliknya, untuk seluruhnya atau sebagian 
dengan suatu perjanjian. Prinsip dalam perjanjian lisensi adalah bahwa 
penggunaan merek oleh lisensee dianggap sebagai penggunaan merek oleh 
lisensor, sehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan 
hukum pendaftarannya tidak akan dihapus57. Jangka waktu berlakunya lisensi 
tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek 
yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi 
adalah diseluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam 
perjanjian. Demikian halnya apabila pemilik merek ingin dapat memberikan 
lisensi lebih lanjut (sub licensing) kepada pihak ketiga, harus ditentukan secara 
tegas dalam perjanjian lisensi58. 
Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak 
untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk 
menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat 
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diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih 
lanjut (sub licensing) kepada pihak lain. Undang-Undang merek memberi 
perlindungan hukum kepada penerima lisensi yang beritikad baik. Pada Pasal 48 
mengatur bahwa apabila merek dalam perjanjian lisensi dibatalkan karena sama 
pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, penerima lisensi (licensee) tetap 
berhak menjalankan isi perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya perjanjian 
lisensi. Konsekuensinya licensee tidak lagi memberikan royalti tersebut kepada 
pemilik merek yang tidak sah. Apabila lisensor sudah terlebih dahulu menerima 
royalti secara sekaligus dari licensee, lisensor tersebut wajib menyerahkan bagian 
dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang 
besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perpanjangan lisensi59. 
3.5 Penghapusan dan Pembatalan Merek 
Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas 
prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang 
bersangkutan. Penghapusan pendaftaran mere katas prakarsa Direktorat Jenderal 
dapat dilakukan jika: 
a) Merek tidak digunakan selama 3 berturut-turut dalam perdagangan barang 
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali 
apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; 
                                                          





b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 
dengan yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang 
tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 
  Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan 
mencoret Merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi 
catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Penghapusan 
pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau Kuasanya 
dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal 
pencoretan dari daftar umum merek, Sertifikat merek yang bersangkutan 
dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengakibatkan berakhirnya perlindungan 
hukum atas merek yang bersangkutan. Bagi pemilik merek yang keberatan 
mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, ada 
upaya hukum yang dapat dilakukan. Apabila merek dihapus oleh Direktorat 
Merek, pemilik merek yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan 
penghapusan merek ke Pengadilan Niaga sedangkan bagi pemilik merek yang 
mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat 
mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut60. 
Selain penghapusan merek, merek juga dapat dibatalkan pendaftarannya. 
Pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila melanggar pasal 4, 5, dan 6 Undang-
Undang No 15 tahun 2001 yaitu apabila merek diajukan oleh pemohon yang tidak 
beritikad baik, merek mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi 
                                                          





milik umum, merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya, dan memiliki persamaan dengan merek yang sudah 
terkenal oleh pihak lain. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat 
diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan 
pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek tersebut bertentangan 
dengan moral, kesusilaan, termasuk pula pengertian unsurunsur yang bertentangan 
dengan ketertiban umum. Terhadap putusan pengadilan niaga yang memustukan 
gugatan pembatalan semacam ini hanya dapat diajukan ke kasasi Mahkamah 
Agung. Isi putusan segera disampaikan oleh Panitera pengadilan kepada 
Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Pembatalan pendaftaran 
merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang 
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan 
dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara 
tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alas an 
pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum 
Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi61. 
C. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 
                                                          





baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 
manapun62 
Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 
manusia63 
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua 
macam, yaitu :   
1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif   
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat 
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia 
belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.  
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2) Sarana Perlindungan Hukum Represif   
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan 
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 
yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 
negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 
Didalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-
Undang No 20 tahun 2016 Pasal 83, sengketa tentang penyelesaian hak atas merek 
ini diselesaikan di Pengadilan Niaga. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan 
gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa 
yang sejenis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan 
yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu merek 
dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik 
mengenai bentuk, cara penulisan, kombinasi antar unsur, ataupun persamaan 





a) Gugatan ganti rugi, dan/atau; 
b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek 
tersebut64 
Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan 
curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan 
pelindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar. 
Kemudian pada Pasal 84 ayat (1) bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan 
untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima 
Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk 
menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang 
dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Kemudian 
pada ayat (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang 
menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan 
barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi pemilik merek terdaftar bisa mendapatkan 
hak-haknya sebagai pemilik merek sesuai dengan perlindungan yang diberikan 
Negara melalui Undang-Undang ini. 
Secara kepentingan, perlindungan hukum atas merek ini terbagi menjadi 4 
kelompok, yaitu: 
                                                          





a) Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam 
hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya 
dipasar melalui penggunaan suatu merek tertentu 
b) Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing 
untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-
tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja 
c) Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik 
yang hendak menciptakan kesan yang dapat menyesatkan, menipu, 
atau membingungkan mereka 
d) Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur dipasar, 
serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak jujur dan 
bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan65 
Jadi tujuan perlindungan hukum atas merek adalah untuk sedapat mungkin 
secara seimbang melindungi kepentingan semua pihak, yaitu para produsen di satu 
pihak dan para konsumen di pihak lainnya66. 
Penyelesaian sengketa atas merek terbagi atas 2 bentuk upaya, yaitu: 
a. Gugatan 
Pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga terhadap 
pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai 
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persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang 
sejenis. Gugatan dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara 
sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.67 
Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, 
atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim 
dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau 
perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa 
hak. Jika tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara 
tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai 
barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan 
hukum tetap 
b. Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan 
baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Pasal 
84 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa selain 
penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan 
sengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif 
penyelesaian sengketa disini bisa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi. Cara 
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan 
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. 
Arbitrase di bidang hak kekayaan intelektual dikenal dengan nama Badan 
                                                          





Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Penyelesaian 
sengketa kekayaan intelektual melalui BAM HKI memiliki keuntungan antara lain 
perkara itu tertutup untuk umum, sehingga kasus tersebut tidak akan terekspos ke 
luar. Selain itu, jangka waktu penyelesaian dibatasi selama 180 hari. Artinya, 
selama dalam kurun waktu itu, perkara yang ditangani oleh BAM HKI sudah 
harus diputus oleh majelis arbiter. Bidang-Bidang yang dapat ditangani oleh BAM 
HKI adalah: 1) Paten, 2) Merek, 3) Indikasi Geografis, 4) Hak Cipta, 5) Desain 
Industri, 6) Desain tata letak sirkuit terpadu, 7)Rahasia Dagang, 8) Varietas 
















A. Deskripsi Sengketa Merek Antara IKEA Asal Swedia dengan IKEA  Asal 
Indonesia 
Objek dari penelitian ini merupakan putusan dari Mahkamah Agung yaitu 
perkara nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 termasuk dalam landmark decisions 
kasus perdata khusus. Perusahaan yang terlibat dalam perkara ini yaitu antara PT 
Ratania Khatulistiwa asal Surabaya dengan Inter Ikea Systems BV asal Swedia. 
IKEA merupakan kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar 
Kamprad di Elmtaryd, Swedia pada tahun 1943 ini telah mengkonsolidasikan 
segenap portofolio merek milik mereka yang terdaftar diseluruh dunia dibawah 
kendali Inter IKEA Systems yang berbasis di Belanda agar mendapat 
perlindungan hukum merek milik mereka. Inter Ikea Systems BV ini selaku 
pemegang merek IKEA telah mendaftarkan mereknya diberbagai jenis barang di 
Indonesia termasuk kelas 20 dan 21 yang diajukan pencabutan mereknya oleh PT 
Ratania Khatulistiwa. Kelas 20 adalah untuk jenis barang atau jasa perabot rumah, 
cermin, bingkai gambar, benda- benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas 
lain) dari kayu dan rotan. Kelas 21 untuk jenis barang atau jasa perkakas dan 
wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar 
yang tidak termasuk dalam kelas lain). Perkara ini bermula saat PT Ratania 
Khatulistiwa mengajukan permohonan mereknya yaitu IKEA untuk kelas 20 dan 
21 pada tahun 2013, namun pengajuan permohonan ini ditolak oleh DIRJEN HKI 
dengan alasan mempunyai persamaan dengan merek IKEA yang telah terdaftar 





terlebih dahulu yaitu pada tahun 2006. Merek yang diajukan oleh PT Ratania 
Khatulistiwa memiliki persamaan dari susunan huruf dan pengucapan dengan 
merek IKEA milik Inter IKEA Systems meskipun dalam pengajuan 
permohonannya PT Ratania mengklaim bahwa mereknya tersebut merupakan 
singkatan dari ‘intan’, ‘khatulistiwa’, ‘esa’, ‘abadi’ sedangkan IKEA milik Inter 
IKEA Systems  merupakan singkatan dari 4 kata yaitu Ingvar yang merupakan 
nama pendiri perusahaan, Kamprad yang berasal dari nama keluarga pendiri 
perusahaan, Elmatyrad yaitu nama pertanian tempat Ingvar Kamprad saat 
beranjak dewasa, dan Agunnaryd yaitu nama kelompok gereja Ingvar Kamprad 
menjadi anggotanya68 
Kemudian PT Ratania Khatulisiwa mengajukan gugatan penghapusan merek 
IKEA pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan 
dalam pengajuan gugatan ini yaitu non use artinya merek IKEA milik Inter IKEA 
System BV tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut 
dengan dasar pasal 61 dan pasal 63 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang 
merek. Dalam pengajuan gugatan ini PT Ratania Khatulistiwa mengajukan bukti 
berupa market survey yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia dilima kota 
yang ada di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. 
Gunanya, untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh 
Inter IKEA System BV selama tiga tahun berturu-turut sejak pendaftarannya, 
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yaitu masing-masing ditahun 2006 dan 2010.69 Pada tanggal 17 september 2014 
permohonan pengajuan pencabutan merek ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dan memerintahkan merek IKEA dari Swedia harus dicabut. Atas 
vonis pencabutan merek dikelas 20 dan 21 ini, Inter IKEA System BV 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi pengajuan kasasi itu ditolak oleh 
Mahkamah Agung dan tidak merubah putusan sama sekali.70 Meskipun pengajuan 
kasasinya ditolak, perusahaan IKEA asal Swedia ini tetap dapat beroperasi 
sebagaimana biasa dengan terus menjual seluruh rangkaian produk IKEA secara 
lengkap di Indonesia dikarenakan putusan Mahkamah Agung tersebut hanya 
menyebutkan mengenai penghapusan merek dagang IKEA pada dua jenis barang, 
tapi tidak disebutkan bahwa merek IKEA dialihkan kepihak lain. 
B. Pembahasan 
1. Bentuk Perlindungan pemilik Hak Atas Merek terhadap Barang 
Tiruan Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 
Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang 
atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau 
kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang 
sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda 
maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan 
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perdagangan barang atau jasa71. Terdapat 2 sistem untuk memperoleh hak 
atas merek, yaitu sistem Deklaratif dan sistem Konstitutif. 
Sistem deklaratif yaitu perlindungan terhadap merek yang diberikan 
kepada mereka yang menggunakan merek tersebut pertama kali. Didalam 
system ini, pendaftaran merek tidak diwajibkan, artinya setiap orang bebas 
untuk mendaftarkan atau tidak merek yang akan digunakannya. Pemilik 
merek berhak menggunakan mereknya dan berhak atas hak ekslusif merek 
tersebut sepanjang ia bisa membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama 
merek tersebut. Sedangkan dalam sistem konstitutif yaitu perlindungan 
terhadap merek yang diberikan kepada mereka yang mendaftarkan 
mereknya untuk pertama kali dalam daftar umum merek untuk 
memperoleh hak ekslusif atas merek mereka. Sistem ini lebih menjamin 
kepastian hukum bagi pemilik merek dibandingkan dengan sistem 
deklaratif.  
Negara Indonesia sendiri menganut sistem konstitutif. Hal ini dapat 
dilihat dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang No 20 tahun 2016 yang 
berbunyi:  
“hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada 
pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 
lain untuk menggunakannya”  
 
Keunggulan dari sistem ini berupa kepastian hukum untuk 
menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk 
dilindungi. Aturan lainnya juga dapat dilihat dalam pasal 3, yaitu: “hak 
                                                          





atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.  Dalam Undang-
Undang merek dan indikasi geografis ini juga memberikan kesempatan 
kepada siapapun yang mempunyai kepentingan untuk “melawan” suatu 
merek yang sudah terdaftar melalui gugatan ke pengadilan niaga dengan 
dua bentuk “perlawanan’. Yang pertama yaitu gugatan pembatalan, artinya 
pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek karena sebab-
sebab yang terdapat dalam Undang-Undang. Yang kedua yaitu gugatan 
penghapusan, artinya penggugat meminta agar suatu merek terdaftar 
dihapus dari daftar umum merek dengan alasan yang terdapat dalam 
Undang-Undang. Salah satu alasan dihapusnya suatu merek dikarenakan 
“non use”, artinya sipemilik merek tidak menggunakan mereknya selama 3 
tahun berturut-turut. Aturan tentang tidak digunakannya merek atau yang 
disebut “non use” ini diatur dalam article 19 ayat (1) requirement of use 
TRIPS Agreement:  
“if use is required to maintain a registration, the registration may 
be cancelled only after a uninterrupted period of at least three 
years of non use, unless valid reasons based on the existence of 
substacle to such use are shown by the trademark owner. 
Circumstance arising independently of the will of the owner of the 
trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, 
such as import restrictions on or other government requirement for 
goods or service protected by the trademark, shall be recognized 
as valid reasons for non use”. 
 
Di Indonesia aturan mengenai penghapusan merek “non use” ini 
diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 pasal 61 ayat 2 hurur 
(b) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 pasal 74 ayat (1) tentang 





“penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak 
ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan 
niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) 
tahun berturt-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak 
tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. 
 
PT Ratania Khatulistiwa yang dalam pengajuan pendaftaran merek 
sebelumnya ditolak oleh DITJEN  HKI ini mengajukan gugatan 
penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA Systems kelas 20 dan 21 
dengan ketentuan tersebut.  Namun sebelum mendaftarkan mereknya 
seharusnya PT Ratania Khatulistiwa memeriksa daftar umum merek 
DITJEN HKI apakah merek yang akan didaftarkannya sudah ada yang 
mendaftarkan atau belum. Inter IKEA sendiri sudah mendaftarkan IKEA 
mereknya pada tahun 2006, dan juga sudah melakukan pendaftaran ulang 
pada tahun 2012 meskipun pada saat sengketa ini terjadi IKEA masih 
belum membuka tokonya di Indonesia. IKEA baru membuka gerai 
pertamanya pada September tahun 2014. Namun dalam sengketa merek ini 
seharusnya juga menimbang aturan tentang merek terkenal. Apalagi merek 
IKEA ini tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga sudah terkenal 
secara Internasional. Selain itu, diperhatikan juga reputasi merek tersebut 
yang diperoleh karena promosi, investasi di beberapa Negara di dunia 
yang dilakukan oleh sipemilik merek yang disertai dengan bukti 
pendaftaran merek tersebut. Jika hal itu juga belum cukup, Pengadilan 
Niaga dapat memerintahkan suatu Lembaga untuk melakukan survey agar 





Kriteria mengenai merek terkenal atau tidak telah dijelaskan World 
Intellectual Property Organizations (WIPO) dan sudah diadopsi didalam 
Paris Convention. WIPO memberikan batasan mengenai merek terkenal 
sebagaimana disepakati dalam joint recommendation concerning 
provisions on the protection of well-known marks bahwa factor-faktor 
yang menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal yaitu: 
1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek disektor yang 
relevan dengan masyarakat; 
2) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian 
merek; 
3) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek; 
4) Durasi, tingkat dan wilayah dari segala pendaftaran atau 
permohonan pendaftaran merek; 
5) Nilai merek; 
6) Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut72 
Berdasarkan beberapa kriteria tersebut merek terkenal mengandung 
makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat yang 
menyimpulkan bahwa merek dikenal luas dalam sektor-sektor yang 
relevan didalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif 
untuk membangun reputasi. Reputasi tidak harus diperoleh melalui 
pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui penggunaan secara aktual 
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dengan cara meletakan barang atau jasa dipasaran. Reputasi dan 
kemasyhuran merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu merek biasa 
(normal marks), merek terkenal (well-known marks), dan merek 
termasyhur (famous marks). Merek terkenal dapat didefinisikan sebagai 
merek yang memiliki reputasi yang tinggi. Merek yang demikian itu 
memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga barang 
apa saja yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan keakraban 
(familiar attachement) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala 
lapisan konsumen73. Dalam upaya perlindungan merek, kriteria merek 
terkenal selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, 
penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan 
yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh 
pemiliknya. Disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa 
Negara jika hal ini ada. IKEA dapat dikatakan sebagai merek terkenal 
karena memiliki kriteria-kriteria merek terkenal, yaitu pengetahuan umum 
masyarakat tentang suatu merek di bidang usaha yang bersangkutan. 
Keterkenalan suatu merek di satu daerah belum tentu menjadi terkenal 
juga di daerah lain, karena keterkenalan suatu merek bersifat regional 
bukan internasional. Oleh karena itu kriteria pengetahuan umum 
masyarakat tentang suatu merek di bidang usaha yang bersangkutan di 
suatu regional sangat menentukan untuk mengetahui apakah suatu merek 
terkenal atau tidak.Selain itu untuk kriteria ini, sebenarnya perlu diadakan 
                                                          





survei untuk mengetahui seberapa besar masyarakat mengetahui merek 
IKEA, terutama di Indonesia74. 
Ketentuan mengenai merek terkenal yang terdapat pada paris 
convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan Negara-negara anggota 
untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak 
terdaftar atau digunakan di Negara itu. Perlindungan untuk merek yang 
belum terdaftar dibawah paris convention biasanya terbatas pada barang 
dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait 
dalam situasi dimana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan 
pasar. Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat 
diberikan untuk barang dan jasa yang berbeda jika terhubung dengan 
pemilik merek terkenal yang telah terdaftar atau jika kemungkinkan 
pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh 
kebingungan pasar. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah 
hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu 
terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal 
seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau 
mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.  
Dalam putusan perkara IKEA ini sangat disayangkan Inter IKEA 
System harus mencabut mereknya mengingat IKEA dapat dikategorikan 
sebagai merek terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek 
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tersebut, sedangkan PT Ratania sendiri baru menggunakan merek tersebut 
pada tahun 2013. Dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 pasal 61 ayat 
(2) huruf (a) interpretasi akan arti barang dan jasa yang diperdagangkan 
artinya kegiatan perdagangan barang dan jasa tersebut dapat juga 
dilakukan secara online atau melakukan perdagangan tersebut tanpa 
melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi. Hal ini 
seharusnya dapat mendorong para hakim untuk mempertimbangkan lebih 
jauh lagi tentang fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan untuk 
mengabulkan gugatan pencabutan oleh PT Ratania. Pada praktiknya di 
Indonesia, pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami 
kendala, contohnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan para penegak 
hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Sistem 
hukum di Indonesia harus diakui berbeda dengan Negara lain. Produk 
hukum di Indonesia kurang mendukung investasi dan inovasi Kekalahan 
merek internasional dalam pertarungan hak cipta di meja hijau 
dikhawatirkan memicu ketidakpastian bagi investor yang ragu untuk 
membuka bisnisnya di Indonesia. Semangat untuk melindungi investor 
asing masih belum tinggi. Tak peduli apakah itu raksasa multinasional 
ataupun pemilik kios furnitur kecil, semua setara. Siapapun yang 
mendaftarkan pertama kali merek tersebut ke Negara tersebut, dialah yang 
berhak mengklaim keasliannya. Ini membuat para investor atau pengusaha 





2. Penyelesaian Sengketa Dari Pemilik Hak Atas Merek Terhadap 
Barang Tiruan  
Inter IKEA System mengajukan permohonan penolakan terhadap 
putusan pengadilan niaga Jakarta pusat nomor 
99/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan di Mahkamah Agung, 
namun upaya permohonan itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim 
Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak salah menerapkan hukum dalam 
perkara a quo. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Inter IKEA 
Systems atas PT Ratania Khatulistiwa dalam putusan No. 264 K/Pdt.Sus-
HKI/2015, Mahkamah Agung menyatakan: 
“Menimbang, bahwa memang benar yang berwenang menjatuhkan 
Putusan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa 
dalam perkara a quo Judex Facti (pemeriksaan bukti-bukti dari 
suatu perkara dan menentukan fakta-fakta) oleh Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta 
tidak salah menerapkan hukum. Dengan alasan bahwa merek yang 
tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga (3) tahun berturut-
turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek75.” 
 
Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangkan 
hukum lainnya, termasuk argumen dari pemohon yang juga merupakan 
dalil eksepsi mengenai pengajuan permohonan dengan iktikad tidak baik 
yang dilakukan oleh PT Ratania76. Secara normatif, jika suatu merek 
dihapuskan dan pemilik merek yang dihapuskan mereknya masih 
mengharapkan hak eksklusif atas merek tersebut, maka pemilik merek 
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lama harus mengajukan permohonan  pendaftaran merek, melalui prosedur 
pendaftaran merek, yakni pemeriksaan administratif, substantif dan 
keputusan apakah diterima atau tidak. Bila ada pihak lain yang telah 
mengajukan permohonan merek yang sama terlebih dahulu, maka pemilik 
merek lama berhak untuk mengajukan keberatan. Bila keberatan diabaikan 
dan negara mengabulkan permohonan merek bagi pemohon baru, maka 
pemilik merek lama masih memiliki upaya hukum untuk mengajuan 
pembatalan mereka.  Pemilik merek lama masih memiliki upaya hukum 
kasasi dan peninjauan kembali jika putusan pengadilan niaga tidak sesuai 
dengan yang ia harapkan. Dalil atas penolakan kasasi oleh tergugat atas 
putusan Mahkamah Agung no 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu: 
“Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan 
kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan 
untuk menggunakan merek “IKEA‟ dengan maksud „membawa 
manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia‟. Tindakan 
Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek 
yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 
terkenal, dalam hal ini Merek “IKEA‟ milik Pemohon Kasasi, 
justru menunjukkan iktikad Termohon Kasasi yang bermaksud 
mendompleng keterkenalan Merek “IKEA‟ Pemohon Kasasi; 
Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh 
Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari 
Termohon Kasasi, bahwa permohonan pendaftaran merek “IKEA‟ 
Termohon Kasasi yang diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, 
memiliki persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek “ 
IKEA‟ milik Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan 
di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum 
Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek 
“IKEA‟ Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh 
karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan 
sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran 






Namun keputusan Majelis Hakim tidak sepenuhnya bulat, karena 
salah satu hakim anggota yang bernama I Gusti Agung Samanatha 
menyatakan dissenting opinion. Menurutnya, Pengadilan Niaga di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum. Merek 
IKEA milik tergugat merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat 
alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. Bahkan pada saat 
pengajuan gugatan, pihak PT Ratania belum memeriksa permohonan 
pendaftaran IKEA milik tergugat. Selain itu pihak PT Ratania yang 
merupakan pihak penggugat telah mengetahui bahwa merek IKEA milik 
Inter IKEA Systems telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah ditetapkan menjadi merek 
terkenal pada kasus sebelumnya melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat nomor 39 /merek/PN.Niaga.Jkt.Pst77. namun demikian hakim 
mengambil putusan dengan suara terbanyak dan menyatakan bahwa 
permohonan kasasi harus ditolak. Dalam keberatannya IKEA menyatakan 
bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan iktikad 
baik. Hal tersebut dilandasi untuk meniru dan membonceng keterkenalan 
merek IKEA milik tergugat. 
 Mahkamah Agung menilai putusan ini merupakan landmark 
decision karena mengandung 2 kaidah hukum, yaitu: 
1) Merek yang tidak digunakan pemiliknya selama 3 tahun berturut-
turut sejak tanggal pendaftaran, dapat dihapus dari daftar umum 
                                                          





merek berdasarkan pada hasil survey pasar, tanpa perlu 
mempertimbangkan kredibilitas lembaga surveinya; 
2) Pengetahuan hakim diluar persidangan tidak diakui sebagai fakta 
hukum.  
Poin yang kedua seolah untuk menepis pendapat hakim I Gusti 
Agung Samantha. Dalam putusan itu, Samantha menilai seharusnya IKEA 
internasional yang menang dengan asumsi telah berdiri toko IKEA di Jalan 
Alam Sutera, Tangerang. Namun, berdasarkan adagium 'pengetahuan 
hakim di luar persidangan tidak diakui sebagai fakta hukum', maka alasan 
Samantha ditolak majelis78.  
Pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 
menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat dilakukan 
apabila sudah memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 
pendaftarannya. Sedangkan dalam hal ini IKEA milik Inter IKEA Systems 
pertama kali terdaftar pada tahun 2006, sementara gugatan yang diajukan 
oleh PT Ratania dilakukan pada tahun 2013 sudah melewati jangka waktu 
yang ditentukan untuk mengajukan permohonan pembatalan merek. 
Sebagai Negara yang termasuk dalam konvensi paris, Indonesia juga 
menggunakan salah satu prinsip terpenting dari konvensi paris yaitu 
prinsip tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing 
dengan warga Negara sendiri.  
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Prinsip tersebut terdapat pada pasal 2 konvensi paris yang berbunyi: 
“National of any country of the Union shall, as regards the 
protection of industrial property, enjoy in all the other countries of 
the Union the advantages that their respective laws now grant, or 
may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the 
rights specially provided for by this convention. Consequently, they 
shall have the same protection as the latter, and the same legal 
remedy against any infringement of their rights, provided that the 
conditions and formalities imposed upon nationals are complied 
with” 
Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang dari warga Negara sendiri 
atau warga Negara dari suatu negara peserta UNI, akan memperoleh 
pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga Negara dimana 
mereknya didaftarkan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan tersebut, 
penyelesaian sengketa merek antara Inter IKEA System dengan PT. 
Ratania Khatulistiwa dilakukan berdasarkan prinsip non use atau tidak 
digunakan selama 3 tahun berturut-turut yang diatur dalam pasal 74 ayat 
(1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016. Meskipun hasil putusan 
Mahkamah Agung mengharuskan merek IKEA asal Swedia ini harus 
dihapus, namun pihak IKEA milik Inter IKEA Systems tetap membuka 
tokonya di Indonesia, dikarenakan dalam putusan tersebut Majelis Hakim 
hanya menyebutkan penghapusan merek IKEA pada 2 jenis barang tetapi 










1. Kesimpulan  
a.   Merek baru yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan 
pendaftarannya tertolak. Apabila ada barang atau jasa yang memiliki 
kesamaan dengan merek terkenal terdaftar, dan memungkinkan pemilik 
merek terkenal tersebut akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh 
kebingungan pasar, maka hal tersebut dilarang oleh TRIPS. Apabila ada 
merek yang meniru merek lain yang sudah terdaftar maka pengajuannya 
tertolak. Pengaturan tentang merek terkenal ini diatur dalam Undang-Undang 
No 20 tahun 2016 pasal 21. Kriteria merek dapat dilihat berdasarkan tingkat 
pengetahuan atau pengakuan merek disektor yang relevan dengan masyarakat 
dan dapat didefinisikan sebgai merek yang memiiki reputasi yang tinggi; 
b.   Berdasarkan putusan pengadilan mengenai sengketa merek IKEA antara 
Inter IKEA System dengan PT Ratania mengharuskan merek IKEA asal 
Swedia untuk menghapus mereknya pada 2 jenis barang, yaitu dikelas 20 dan 
21. Alasan penghapusan merek karena non use yang artinya merek tersebut 
tidak digunakan dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut sesuai dengan 
peraturan di Indonesia, dan otomatis hak ekslusif yang dimiliki Inter IKEA 
System juga berakhir. Meskipun mereknya diajukan penghapusannya oleh PT 
ratania, Inter IKEA System tetap dapat membuka tokonya di Indonesia, 
karena putusan tersebut hanya menyebutkan tentang penghapusan 2 jenis 





2.  Saran 
a.   Dalam peraturan  perundang-undangan nasional, merek diatur dalam 
Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 
Namun Undang-Undang ini rasanya perlu direvisi karena belum mengikuti 
yang sudah semakin maju. Undang-Undang ini juga belum mengatur jelas 
tentang merek terkenal asing, sehingga merek terkenal asing yang ada di 
Indonesia kurang mendapat perlindungan hukum. Selain itu didalam 
peraturan ini juga perlu dimuat aturan yang lebih jelas mengenai kriteria 
persamaan pada pokoknya. Sehingga hal itu akan membuat citra yang baik, 
bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan 
baik. Hal ini juga dapat membuat para investor asing merasa aman karena 
telah terjamin kepastian hukumnya, sehingga perekonomian Indonesia juga 
ikut membaik. 
b.   Undang-Undang tentang merek ini juga perlu lebih memperjelas mengenai 
tolak ukur dalam upaya penghapusan merek, khususnya yang dilakukan oleh 
pihak ketiga. Rancunya pemahaman mengenai penghapusan merek ini 
mengakibatkan berbedanya putusan yang dikeluarkan sehingga hal ini dapat 
membuat perlindungan hukum di Indonesia terlihat tidak konsisten. 
c.   Masyarakat perlu mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek, agar 
merek tersebut mendapat perlindungan hukum dari Negara. Sebelum 
mendaftarkan mereknya, alangkah baiknya sipemohon merek mencari tahu 
apakah merek yang akan didaftarkan sudah terdaftar didaftar umum merek 
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